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UN ARCO IRIS DE LENTES CON LOS QUE MIRAR
La Protecci6n del Color Unico como Marca en los
Estados Unidos, en Espaiia y en la Uni6n Europea
Glenda Labadie-Jackson'
2
"Nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos."

Se vaticina que imicamente tendrdn una s6lida y duradera
presencia en los complejos mercados contempordneos las marcas que
se sirvan de estimulos multisensoriales con el objetivo de acaparar la
atenci6n de los consumidores. 3 En diversos ordenamientos juridicos,
6ste ha sido el motor que ha propulsado la ampliaci6n del repertorio de
signos o simbolos potencialmente elegibles para fungir como marcas de
productos o servicios. De aqu6l1os, vale destacar los que tipicamente
suelen agruparse bajo la riibrica de "no tradicionales", a saber: los
sonidos, los aromas, los sabores, las formas tridimensionales y los
colores. 4
En el Derecho de Propiedad Intelectual moderno se ha suscitado un dlgido debate que gravita alrededor de la interrogante de si
las cualidades inherentes de los colores impiden que 6stos sirvan como
vehiculos identificadores de mercaderfas. La dimensi6n de la controversia queda cristalizada por la propia definici6n del vocablo color.
Es puntualmente pertinente la que le describe como un fen6meno de
luz o de percepci6n visual, producido por los rayos luminosos, que
permite diferenciar objetos que de otra forma podrian parecer id6nticos. 5 Asi pues, "con cierto sentido de la semdntica filos6fica se podria
decir que quien solicite el registro de un color, quiere reservarse una
caracteristica de los objetos, que es atribuible a los rayos solares, para
1 Catedrdtica Asociada de Derecho, Universidad de Puerto Rico. Visiting Scholar,
Harvard Law School, 2007-2008.
2 ARIST6TELES, ACERCA DEL ALMA.
3 MARTIN LINDSTROM, BRAND SENSE: BUILD POWERFUL BRANDS THROUGH TOUCH,
TASTE, SMELL, SIGHT, AND SOUND 3 (2005).
4 Vase THOMAS P. ARDEN, PROTECTION OF NONTRADrrIONAL MARKS: TRADEMARK

U.S.
(2000); Jerome Gilson & Anne Gilson LaLonde, Cinnamon Buns, Marching Ducks
RIGHTS IN SOUNDS, SCENTS, COLORS, MOTIONS AND PRODUCT DESIGNS IN THE

and Cherry-Scented Racecar Exhaust: ProtectingNontraditional Trademarks, 95
TRADEMARK REP. 773 (2005).
5 Vase Webster's Third New International Dictionary 447 (2002).
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utilizarla en relaci6n con las clases de productos o servicios que
designe".6
El antes delineado debate sirve de plataforma al presente articulo en el que se trazan unas pinceladas fundamentales acerca del
estado de las cosas con respecto a la protecci6n juridica que en los Estados Unidos, en Espafia y en el Derecho Comunitario Europeo en general se le confiere a las marcas consistentes en un color dinico.7
I.

EL REGISTRO DEL COLOR UNICO EN LOS ESTADOS

UNIDOS
1.

Legislaci6n

La protecci6n federal que en los Estados Unidos se le confiere a
las marcas surge primariamente de las disposiciones contenidas en la
Ley de Marcas de 1946, conocida comiinmente como la Lanham Act.'
Dicho estatuto no contempla el registro del color inico; tampoco el de
otros signos no tradicionales. Sin embargo, su historial legislativo, sus
principios inspiradores, asi como el tenor de las enmiendas que ha
sufrido, permiten colegir la intenci6n del Congreso de los Estados
Unidos de que la ley abarque una diversa y mdltiple gama de signos
distintivos. 9
La Lanham Act adopta una definici6n amplia e inclusiva de
marca, ° toda vez que dispone que, en principio, puede servir como tal
cualquier palabra, simbolo, nombre, o una combinaci6n de 6stos, que
identifique un producto o servicio, le distinga y d6 cuenta de su fuente
de procedencia." Mds importante ain, establece que la naturaleza de
una marca no constituird fundamento para denegar su registro, a meexpresamente lo contrario para el caso concreto
nos que la ley consagre
12
de que se trate.
6 Vase

Paul Blondeel, Sobre las Marcas de Color, TERCER

SIMPOSIO DE JUECES

EUROPEOS EN EL AMBITO DE LAS MARCAS, OFICINA DE LA ARMONIZACION DEL MER-

(2003), disponible en http://oami.europa.eu/en/office/ejs/prog2003.
htm.
7 En el articulo se utilizan los conceptos "color 6dnico" o "color per se" para referirse
a la posibilidad de que una marca consista de un solo color. La protecci6n y registro de las marcas integradas por combinaciones de colores queda, pues, excluida
del imbito de discusi6n.
8 Lanham Act, 15 U.S.C. §§ 1051-1127 (2006).
9 Vase Juanita J. Webber, The Green-Eyed Monster Sore or Can Color Really Be
Trademarked Under The Lanham Act? Qualitex Co. v. Jacobson Products Co., Inc,
21 T. MARSHALL L. REV. 425, 428-432 (1996).
10 Lanham Act, 15 U.S.C. § 1127 (2006).
11 Id.
12 Id.
CADO INTERIOR
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Los referidos argumentos tipicamente se han esgrimido en
favor del reclamo de que los signos no tradicionales tengan acceso al
registro de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
("Patentand Trademark Office", en adelante "PTO", por sus siglas en
ingles), lo que ha desembocado en la protecci6n federal de marcas auditivas, olfativas y de formas tridimensionales."3 Asimismo, se consideran los portaestandartes del registro del color per se.' 4
2.

Jurisprudencia

a)

Norma tradicional

A pesar de que la controversia acerca de la protecci6n de una
marca consistente en un color ianico no estaba ante la consideraci6n del
Tribunal Supremo en Leschen & Sons Rope Co. v Broderick & Bacom
Rope Co.,5 alli se expres6 en dictum que no podia registrarse una
marca cuyo tnico rasgo distintivo fuera el color. 16
No fue sino hasta ocho ddcadas despuds que, por primera vez,
un tribunal federal, en el notorio caso de In re Owens-Corning Fiberglas Corp., se apart6 del antiguo precedente y resolvi6 que no existfa
obstdculo jurfdico de peso que, de suyo, impidiese el registro y protecci6n de una marca consistente en un color dinico.1
b)

Owens-Corning

En Owens-Corning, el Tribunal del Circuito Federal comenz6
su exposici6n con un recorrido de la historia de la protecci6n juridica
del color en los Estados Unidos. Posteriormente, resolvi6 que era improcedente que los tribunales continuaran sujetdndose a aquellos
pronunciamientos judiciales, emitidos con anterioridad a la aprobaci6n
de la Lanham Act, que fuesen inconsistentes con los prop6sitos de
6sta. 18
Luego de examinar la amplia definici6n del concepto de marca
que contempla la Lanham Act y de analizar diversas decisiones
judiciales en las que se le concedi6 protecci6n jurfdica a signos no
tradicionales, concluy6 que el color de un producto o de su envase
13
14

Vase, en general, Gilson & LaLonde, supra nota 4.
Vase, en general, Lawrence B. Ebert, Trademark Protection in Color: Do It By

the Numbers!, 84 TRADEMARK REP. 379 (1994).
15 A. Leschen & Sons Rope Co. v. Broderick & Bascom Rope Co., 201 U.S. 166
(1906).
16 Id. a la pdg. 172.
17 In re Owens-Corning Fiberglas Corp., 774 F.2d 1116 (Fed. Cir. 1985).
18 Id. a la p6g. 1119.
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puede servir como marca, siempre que se satisfagan los restantes requisitos estatutarios aplicables. 9
Owens-Corning no puso fin a la divergencia de criterios existente entre los circuitos federales en lo tocante a la protecci6n del color
6nico. De hecho, la divisi6n pareci6 recrudecerse.2 ° Precisamente, ello
motiv6 que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos atendiera la
controversia en el paradigmitico caso de Qualitex Co. v. Jacobson
Prods. Co. Alli resolvi6, en una categ6rica y contundente decision, que
la Lanham Act permite que un color dnico, en cuanto tal, constituya la
marca de un producto o servicio.2 1
c)

Qualitex v. Jacobson

i.

Trasfondo Fdctico

En el afto 1957, la empresa Qualitex comenz6 a fabricar y a
vender una cubierta de tela destinada a forrar las tablas que se
utilizan en el proceso de lavado en seco.2 2 El color del producto era
verde dorado. Varias ddcadas despu~s, Jacobson comenz6 a vender el
mismo tipo de producto con iddntico color.23 Asi las cosas, Qualitex
inscribi6 el color en cuesti6n en la PTO y present6 una demanda contra
Jacobson por infracci6n a la marca. 24 Asi pues, la controversia medular trabada entre las partes era si, a tenor con la Lanham Act, era
vdlida la inscripci6n y protecci6n del color verde dorado como marca
del producto fabricado por Qualitex.
ii.

Decisi6n del Tribunal de Distrito Federal

El Tribunal de Distrito Federal concluy6 que la marca y la inscripci6n en la PTO eran vdlidas 25 porque el color verde dorado habia
adquirido significaci6n secundaria ("secondary meaning"), toda vez que
los consumidores lo asociaban con el producto fabricado por Qualitex.2 6
Determin6, ademds, que el hecho de que Jacobson copiara el color y la
apariencia general del producto creaba una posibilidad de confusi6n en
el mercado. 27 Declar6 con lugar la demanda interpuesta y, entre otros
19 Id. a la pig. 1122.

20 Vkase Master Distributors, Inc. v. Pako Corp., 986 F.2d 219 (8th Cir. 1993);
NutraSweet Co. v. Stadt Corp., 917 F.2d 1024 (7th Cir. 1990).
21 Qualitex Co. v. Jacobson Prod. Co., 514 U.S. 159, 166 (1995).
22 Id. a la pig. 160.
23 Id.
24 Id.
25 Qualitex Co. v. Jacobsen Prod. Co., 21 U.S.P.Q2d 1457, 1458 (C.D. Cal. 1991).
26 Id.
27 Id. a la pAg. 1459.
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remedios, le prohibi6 a Jacobson utilizar el color verde dorado en su
producto.2 s
d)

Decisi6n del Noveno Circuito

El Tribunal Federal para el Noveno Circuito revoc6 la
determinaci6n del tribunal de primera instancia y orden6 la cancelaci6n de la marca.29 Concluy6 que, a pesar de que la Lanham Act no
prohibia expresamente el registro del color iinico, se justificaba aplicar
la norma tradicional. En apoyo de su conclusi6n, invoc6 como fundamentos la teorfas de ,agotamiento de los colores, ("color depletion") y
de <,confusi6n de tonos, ("shade confusion").3 °
e)

Decisi6n del Tribunal Supremo de los Estados Unidos

Con el objetivo de aclarar definitivamente la controversia de si
una marca podia consistir de un color alnico y de despejar la diferencia
de criterios reinante en los distintos tribunales de circuito, el Tribunal
Supremo de Estados Unidos expidi6 el recurso de certiorari presentado
por Qualitex. 3 1 Por voz del Juez Breyer, en una opini6n uninime,
revoc6 la determinaci6n del Noveno Circuito3 2 y resolvi6 que no existfa una norma que, de suyo, prohibiera que el color alnico sirviese como
marca. 33 En apoyo de su decisi6n, esboz6 los argumentos que se exponen a continuaci6n.
1)

El HistorialLegislativo De La Lanham Act

De entrada, el Tribunal Supremo enfatiz6 que tanto el
lenguaje, como el espiritu de la Lanham Act, permitian incluir los
colores en el amplio espectro de signos que pueden constituir marcas.
Breyer observ6 que dicha ley define el concepto de marca como "cualquier palabra, nombre, simbolo o una combinaci6n de 6stos," lo que, a
su juicio, implica que el elemento palmario es la capacidad de la marca
para distinguir la procedencia de los productos y no su estado onto16gico como color, forma, perfume, palabra o signo. 34 Especial 6nfasis
le concedi6 al hecho de que la Lanham Act establece claramente que la
naturaleza de la marca no serd fundamento para denegar su registro,
salvo que ello se disponga expresamente en la ley.35
Id. a la pdg.
Qualitex Co.
30 Id. a la p6g.
31 Qualitex Co.
32 Id. a la p6g.
33 Id. a la pig.
34 Id. a la p~g.
35 Id. a la pdg.
28
29

1462.
v. Jacobson Products Co., 13 F.3d 1297, 1305 (9th Cir. 1994).
1302.
v. Jacobson Prod., 514 U.S. 159 (1995).
160.
174.
162.
171.
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El tribunal tambi~n adujo que del historial legislativo de la Lanham
Act se podia derivar la intenci6n del legislador de que el color alnico
pudiera constituir una marca. Subray6 el hecho de que hacia pocos
afios la ley habia sido enmendada pero no habia modificado la disposici6n pertinente, 36 a pesar de que: (i) el Circuito Federal habfa resuelto
Owens-Corning; (2) la PTO habia delineado una clara politica que
permitia el registro de este tipo de marca y (3) la Comisi6n Legislativa
sobre Marcas habia preparado un informe en el que habfa
recomendado que no se restringiera la definici6n de marca. 3 7 Consider6 que bajo dichas circunstancias el hecho de que el Congreso no
hubiese prohibido el registro del color per se constituia una ratificaci6n
38
legislativa tdcita de la norma adoptada en Owens-Corning.
Por otra parte, el Tribunal Supremo hizo referencia a un informe del Senado de los Estados Unidos, que acompafi6 el proyecto de
1988 de enmiendas a la Lanham Act, en el que expresamente se indicaba que la definici6n de marcas de la ley no impedia el registro de
colores, formas o sonidos. 3 9
2)

PrincipiosInspiradoresDe La Lanham Act

La segunda categoria de argumentos que el Tribunal invoc6 en
Qualitex gir6 en torno a los principios bAsicos inspiradores del Derecho
de Marcas.4 ° Asi pues, sostuvo que el registro del color alnico puede
servir los objetivos fundamentales de identificar el producto, informar
cudl es su procedencia, facilitar las decisiones de compra de los consumidores y recompensar econ6micamente a los fabricantes de
productos de calidad. 4 1
3)

InaplicabilidadDe PrecedentesAnteriores A La Lanham Act

En Qualitex, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
rechaz6 reiterar y aplicar las decisiones judiciales previas en las que
habia resuelto que el color alnico no podia constituir una marca.4 2
Apunt6 que dichos precedentes ya habian dejado de ser persuasivos no
s6lo porque interpretaban el estado de derecho anterior a la aprobaci6n de la Lanham Act, sino porque eran contrarios al tenor e historial
legislativo de 6sta.4 3
Id. a la p~g. 172.
Id.
38 Id.
39 Id. a la p6g. 173.
40 Id. a la pig. 163.
41 Id. a la pig. 166.
42 Id. a las pAg. 171-172.
36

37

43id.
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Signo Distintivo

El Tribunal indic6, en dicta, que para que un color pudiese ser
acreedor de la protecci6n federal que se le confiere a las marcas era
preciso demostrar que 6ste habia adquirido significaci6n secundaria."
Dicha expresi6n ha servido de punta de lanza a diversos tribunales
federales para resolver que un color dinico nunca serd inherentemente
distintivo.4 5
La naturaleza de las expresiones del Tribunal Supremo con
respecto al particular provoc6 que para algunos continuara siendo una
controversia pendiente de resoluci6n. 6 Sin embargo, cinco afios
despuds de haber resuelto Qualitex, el propio Tribunal Supremo se encarg6 de despejar cualquier interrogante que sobre el tema pudiera
subsistir. En Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros4 7 dej6 claramente
establecido que el color dinico nunca puede ser inherentemente distintivo y que, por ende, para lograr acceso al registro federal4 debe
demos8
trarse que el color ha adquirido significaci6n secundaria.
5)

Rechazo De La Teoria Del ,Agotamiento De Colores,

El Tribunal Supremo en se vio precisado en Qualitex a abordar
la teoria del , agotamiento de colores, porque, hasta entonces, 6sta
habia servido de fundamento para sostener la norma tradicional de
que el color 6nico no podia constituir una marca. 4 9 Los favorecedores
de dicha teoria postulan que la imposibilidad de registrar la marca
consistente en un s6lo color se apoya en el hecho de la escasez de los
colores.5 ° Asf pues, si a travds de una marca una empresa puede
apropiarse de un color, 6sta obtendria una ventaja competitiva
desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarfan con un
grave obstdculo que podria llegar a obstaculizar el libre acceso al
mercado. 5
En Qualitex, el Tribunal rechaz6 dicha teoria como fundamento
a la adopci6n de una norma prohibitiva categ6rica con respecto a la
44 Id. a la plgs. 163-164.

Vase Forschener Group Inc. v. Arroz Trading Co., 124 F.3d 402, 408 (2d Cir.
1997); Fabrication Enters v. Hygenic Corp., 64 F.3d. 53, 58 n.3 (2d Cir. 1995).
46 Vase Kevin Jordan & Lynn Jordan, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co, The
15

Unanswered Question: Can Color Ever Be Inherently Distinctive, 85

TRADEMARK

REP. 371, 397 (1995); Jonathan Hudis, Removing the Boundaries of Color, 86
1, 10 (1996).
47 Walmart Stores Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205, 212 (2000).
48 Id. a la p6g. 216.
49 Qualitex Co. v. Jacobsen Prod., 514 U.S. 159, 167-170 (1995).
TRADEMARK REP.

50 Id. a la p6g. 168.
5' Vase Rudolph Callman, THE
MONOPOLIES §

LAW OF UNFAIR COMPETITION, TRADEMARKS AND

18.13 (1983).
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inscripci6n de los colores.5 2 Indic6 que, en la mayoria de los casos, las
empresas tendrian disponibles colores alternos para identificar sus
productos.5 3
Afiadi6 que en aquellos casos en las que existiese un problema
de agotamiento de colores, la doctrina de la funcionalidad podfa
prevenir que el color sirviese como marca.5 4 Subray6 que se podia
evitar la apropiaci6n exclusiva de un color cuando: (i) 6ste sirve un
prop6sito funcional; (ii) coloca a los competidores en posici6n de
desventaja o; (iii) es esencial para dar a conocer ciertas caracteristicas
del producto como su prop6sito, costo o calidad.5 5
6) Rechazo De La Teoria De ,,Confusi6n De Tonos
La teoria de la a confusi6n de tonos' establece que la protecci6n
del color dinico puede provocar la ausencia de certeza con respecto a
cudl es la marca concreta protegida y cudles son los matices o
tonalidades del color que podrian utilizarse vdlidamente por los competidores. A ello se afiade la dificultad de aplicar el cldsico criterio de
"probabilidad de confusi6n", en atenci6n a que la apariencia del color
depende de varios factores subjetivos o variables como, por ejemplo, la
iluminaci6n.5 6
El Tribunal Supremo rechaz6 aplicar la referida doctrina. Indic6 que los tribunales rutinariamente vienen llamados a atender la
dificil interrogante de si dos palabras son tan similares como para
provocar confusi6n en el p~iblico y que el color no es especial en ese
respecto.5 7 Indic6 que los jueces deben ser capaces de aplicar los mismos estindares a la hora de comparar tonalidades de colores y que
la iluminaci6n en la que
incluso pueden replicar, cuando sea5necesario,
8
el producto normalmente se vende.
ESTADO DE LAS COSAS POSTERIOR A QUALITEX

II.

Se presagiaba que la decisi6n de Qualitex desembocarfa en una
estampida de solicitudes de registro de colores finicos. 59 No obstante,
aunque no existen estadisticas oficiales al respecto, la evidencia dis52

Qualitex, 514 U.S. a las pigs. 164-169.

53

Id. a la pig. 169.

54 Id.
55 Id.
56

Id. a la pig. 167.

57 Id. a las pigs. 167-168.
58 Id.

59 Wase Christopher C. Larkin, Qualitex Revisted, 94 TRADEMARK
(2004).
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ponible sugiere que Qualitex no result6 en un aumento significativo en
la presentaci6n de este tipo de solicitud.6 °
Un estudio informal lievado a cabo en el afio 2004 revel6 que en
los nueve afios posteriores a Qualitex el ndmero de registro de colores,
unos treinta, fue muy similar al del
periodo de diez afios comprendido
1
entre Owens-Corning y Qualitex.6
A pesar de que la norma juridica enunciada en el caso lucia, a
primera vista, dramdtica, lo cierto es su aplicaci6n en la prdctica
parece muy limitada y requiere que los solicitantes tomen medidas
previamente calculadas antes de lograr la inscripci6n de su marca en
la PTO.6 2 Ademds, no debe perderse de vista que Qualitex meramente
valid6 la prdctica de la PTO, adoptada a partir de Owens-Corning, de
registrar marcas consistentes en un s6lo color. Como consecuencia, no
implic6 un cambio trascendental en la forma en la que hasta entonces
PTO tramitaba y consideraba este tipo de solicitud.6 3
El estudio tambi~n reflej6 que dos terceras partes de las empresas que solicitaron este tipo de inscripci6n se fundamentaron en el
uso del color en el comercio por un periodo minimo de diez afios.64
Tambi6n sugiere que es ms probable que la solicitud de registro sea
considerada favorablemente cuando el uso del color con respecto al
producto es inusual, inesperado o innecesario.65
III. REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE UN COLOR EN
LA PTO
La PTO requiere que la inscripci6n de la marca venga acompafiada de un dibujo que la represente de forma "sustancialmente exacta" a la que aparece en el producto.6 6 Se requiere, ademds, que la
solicitud describa la marca con un "lenguaje ordinario", incluso si el
60
61
62
63

Id. a la pig. 1015.
Id. a la p6g. 1025.
Id. a la p6g. 1026.
Vase Larkin, supra nota 59, a la p6g. 1026.

64 Id.

La PTO se ha negado a inscribir el color per se en mfiltiples ocasiones. Vase,
por ejemplo In re Denticator Int'l., Inc., 38 U.S.P.Q. 2d 1218 (T.T.A.B. 1995); In Re
Hudson News Co., 39 U.S.P.Q. 2d 1915 (T.T.A.B. 1996); In re Orange Communications, Inc., 41 U.S.P.Q. 2d 1037 (T.T.A.B. 1996). Algunos tribunales federales han
seguido igual proceder. Vase Forschner Group, Inc. v. Arrow Trading Co., 124 F.
3d 402, 408, 43 U.S.P.Q. 2d 1942, 1947 (2d. Cir. 1997); Mana Products, Inc. v.
Columbia Cosmetics Mf., Inc.,65 F. 3d 1063, 1071, 36 U.S.P.Q. 2d 1176, 1181 (2d
Cir. 1995); Regal Jewelry Co. v. Kingsbridge International Inc., 999 F. Supp. 477,
487, 47 U.S.P.Q. 2d 1074, 1082 (S.D.N.Y. 1998).
66 Vase U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING
65

PROCEDURE

§ 1202.05 (d) (2007).
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solicitante tambidn describe el color a base de un c6digo de sistema de
colores como, por ejemplo, el PANTONE. 6 7
Entre los factores que la PTO toma en consideraci6n para
determinar si un color ha adquirido significaci6n secundaria y, por
consiguiente, procede su registro como marca se encuentran los
siguientes: (i) si el uso del color es comdn en ese rengl6n del comercio;
(ii) el volumen de ventas del producto; (iii) si la publicidad llama la
atenci6n directa del consumidor con respecto al color del producto; (iv)
si el color tambidn se utiliza en articulos promocionales; (v) si los consumidores asocian el color con la fuente de procedencia del producto;
(vi) si el color sirve algidn fin utilitario.6"
IV.
1.

EL COLOR fPNICO COMO MARCA EN ESPANA
La Ley de PropiedadIndustrialde 16 de mayo de 1902

La Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902 definia
el concepto de marca como "... todo signo o medio material, cualquiera
que sea su clase y forma, que sirva para sefialar los productos de la
industria o del trabajo con el objeto de que el piiblico los conozca y
distinga, sin que pueda confundirlos con otros de la misma especie."69
Dicho lenguaje era lo suficientemente abarcador como para que
de alli pudiera derivarse la protecci6n del color ianico.7 ° Sin embargo,
el Reglamento de Marcas de 12 de junio de 1903 rechaz6 expresamente
dicha posibilidad al establecer que los colores por sf solos no podian
constituir una marca. 7 '
2.

Estatuto de Propiedad Industrialde 1929

El Estatuto sobre Propiedad Industrial de 1929, elevado a
rango de ley en virtud de la Ley de 16 de septiembre de 1931, definia
marca como ". .todo signo o medio material, cualquiera que fuera su
67

Wase U.S.

PATENT AND TRADEMARK OFFICE, TRADEMARK MANUAL OF EXAMINING

1202.05 (e) (2007). PANTONE es un sistema, creado en 1963, con el
prop6sito de identificar las diferentes tonalidades de colores. Vase www.pantone.
com.
68 Midge M. Hyman & Hannah Y. Cheng, REGISTRABILITY AND ENFORCEABILITY OF
PROCEDURE §

NON-TRADITiONAL TRADEMARKS IN THE UNITED STATES, PRACTISING LAW INSTITUTE,
PATENTS, COPYRIGHTS, TRADEMARKS, AND LITERARY PROPERTY COURSE HANDBOOK

6-9 (2005).
de Propiedad Industrial (16 de mayo de 1902), tit. 2, art. 21 (Esp.), segiin
publicado en GACETA DE MADRID, 18 mayo de 1902, a las pdgs. 782-783. Publicado
en la Gaceta de Madrid, 18 de mayo de 1902, no. 138.
70 Jaume Pellis6 Capell & Maria Teresa Solanelles Battle, Haciala Protecci6n del
Color Cnico, REVISTA DE DERECHO MERCANTIL 1563, 1565 (1998).
71 Se exceptfian de la prohibici6n "las divisas destinadas a las ganaderas de las
reses bravas." Id.
SERIES
69 Law
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clase y forma, que sirva para sefialar y distinguir de
los similares los
7 2
productos de la industria, el comercio y el trabajo."
Dicha ley tambi~n abordaba directamente el tema del registro
del color ainico. En concreto, el articulo 126 disponia que una marca no
podia consistir de "los colores por si solos.. .pero si unidos a una forma
particular."7 3 Se inferfa que la prohibici6n comprendia los casos en los
que una marca estuviese exclusivamente
constituida por un color fun7 4 o por uno puro. 7 5
damental
Asimismo, la doctrina se planteaba si la antes citada prohibici6n tambidn se extendia a matices o tonalidades de un color fundamental. Un sector minoritario argufa que las tonalidades de color eran
ilimitadas, por lo que, aunque se protegiese una de ellas, siempre
quedarian disponibles otras del mismo color fundamental. 76 Sin embargo, la doctrina mayoritaria espafiola rechazaba dicho argumento y
apuntaba que en muchas ocasiones resultaba dificil distinguir
tonalidades entre si y que otorgar protecci6n a una de ellas desembocaria en confusi6n.77
3.

Ley 32/1988 de 10 de Noviembre de 1988, de Marcas

La Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas, 8 acogi6 el
principio bdsico que consagraba el articulo 126 del Estatuto de
Propiedad Industrial. Definia la marca como: ". . .todo signo o medio
que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios
de una persona, de productos o servicios id~nticos o similares de otra
persona." 79 Al igual que sus predecesoras, la Ley de 1988 configuraba
Real Orden de 30 de abril de 1930, publicada en la Gaceta de Madrid, 27 de
mayo de 1930, no. 127.
73 Vase Carlos Ferndndez-Novoa, El Color y Las Formas Tridimensionalesen la
72

Nueva Ley Espahola de Marcas, ACTAS

DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE

AUTOR 41 (1989-1990). El articulo 126 exclufa de la prohibici6n el color de las
"divisas de reses bravas y orillos, por constituir su indole especial el color o combinaci6n de colores." Id.
74 Se considera que son colores fundamentales los siete colores del arco iris. Vase
Capell & Solanelles, supra nota 70, a la p6g. 1568.
75 Los colores puros son aqu~llos que, como el blanco y el negro, "poseen un especial cromatismo y pureza que los hace f6cilmente inidentificables." Id. a la p6g.
1568. Vase, ademds, Fern~ndez-Novoa, supra nota 73, a la pig. 48.
76 Vase Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pig. 1569.
77 Id.
78 Ley 32/1988 [Ley de Marcas], 10 noviembre de 1988 (Esp.), BOLETfN OFICIAL
DEL ESTADO, 11 diciembre de 1988, a la pig. 32238, disponible en http://www.wipo.
int/clea/docs-new/pdf/en/es/esOlOen.pdf.
79 Id. al tit. 1, art. 1.
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un tipo de marca lo suficientemente amplio como para admitir marcas
constituidas s6lo por un color.8 0
Ahora bien, la barrera a la protecci6n del color 6nico aqui
tampoco venia establecida por la definici6n de marca, sino, por via de
prohibici6n expresa. 8 ' La Ley de 1988 en el artfculo 11.1 (g) establecia
que "el color por si solo" no podia registrarse como marca, a menos que
"estuviese delimitado por una forma determinada"., 2
Bajo las disposiciones de la Ley de 1988 no cabia siquiera la
posibilidad de obtener la protecci6n del color per se aunque 6ste
hubiese adquirido significaci6n secundaria 8 3 Ello se interpretaba
como una presunci6n irrebatible de la incapacidad distintiva absoluta
del color por sf mismo o como una forma de resolver el conflicto entre la
protecci6n de la identidad comercial en el mercado y la libre
competencia.8 4
4. Ley 17/ 2001 de 7 de Diciembre, de Marcas
El inciso (1) del artfculo 4 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre,
de Marcas, define marca como "todo signo susceptible de representaci6n grdfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o
servicios de una empresa de los de otras." 5 Prosigue un catdlogo
numerus apertus de signos que pueden constituir marcas como, por
ejemplo, palabras, figuras, simbolos, dibujos, letras y cifras.8 6 Llama la
atenci6n que en la lista se incluyen las formas tridimensionales y los
sonoros, dos ejemplos tipicos de signos no tradicionales.8 88 7 No obstante,
se excluye toda referencia al color dnico como marca
El texto, el tenor y los fundamentos inspiradores de la Ley de
2001 podrian justificar la conclusi6n de que no puede negarse radicalmente el registro de otro tipo de signos o simbolos como lo son los tdctiles, gustativos u olfativos, en atenci6n a que el listado de signos
susceptibles de constituir marcas es simplemente enunciativo 8 9
Vkase Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pg. 1572.
Id. a las pdgs. 1573-1574.
82 Esta frase no consagra propiamente una excepci6n a la prohibici6n del color
inico, pues no se trata en realidad del color ilnico, sino mAs bien de una combinaci6n de forma y color. Id. a las pdgs. 1576-1578. Vase, ademds, Manuel Martinez
Miguez, La Protecci6n del Color Inico como Marca en el Derecho Espafiol, ACTAS
80
81

DE DERECHO INDUSTRIAL Y DERECHO DE AuTOR
83 Vase Capell & Solanelles, supra nota 70, a

117 (1982).

la ptgs. 1578-1579.

Id. a la pig. 1579.
Ley 17/2001 [Ley de Marcas], 7 de diciembre de 2001, art. 4 (Esp.), disponible en
http://www.wipo.int/clea/docsnew/pdf/en/es/es08Oen.pdf.
86 Id.
87 Id.
88 Id.
89 Vgase Salvador Ferrandis Gonzdlez, COMENTmRIOS A LEY DE MARCAS 46 (2002).
84
85
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Dicha conclusi6n se acentfia en el caso del registro del color, toda vez
que la prohibici6n que aparecia en el articulo 126 Estatuto de
Propiedad Industrial de 1929, asi como en el articulo 11.1 (g) de la Ley
32/1988 de 10 de noviembre de 1988, no tiene correspondencia en la
Ley de 2001.
Otra raz6n, tal vez ms importante, que abona a la conclusi6n
de que en el r6gimen espafiol hoy dia si se admite el registro del color
alnico es que asi lo exige el marco imperativo de la normativa de marcas comunitarias, al que debe ajustarse la legislaci6n espafiola. De
hecho, la propia Exposici6n de Motivos de la Ley de 2001 establece que
uno de sus objetivos es "incorporar a nuestra legislaci6n de marcas las
disposiciones de caricter comunitario e internacional a que estd obligado o se ha comprometido el Estado espafiol." 90
Por lo antes expuesto, resulta plausible la contenci6n de que en
el ordenamiento juridico espafiol es posible registrar una marca que
consista de un solo color.9 1 No obstante, no falta quien aduzca que el
registro de color no es posible toda vez que para algunos ello atentaria
contra la prohibici6n de cardcter general contenida en la ley a los
efectos de que no podri constituir una marca el signo que carezca de
cardcter distintivo. 92
V.

LA PROTECCION DEL COLOR OJNICO COMO MARCA EN EL

DERECHO COMUNITARIO EUROPEO
1.

Regimenes nacionales

La mayoria de los paises que integran la Comunidad Europea
han permitido en sus ordenamientos juridicos nacionales el registro
del color alnico como marca. 93 En estos supuestos, se tiende a exigir
que solicitante demuestre que el color ha adquirido distintividad ("secondary meaning"), esto es, que el pdblico alberga la expectativa de que
los bienes vendidos con ese determinado color son los de una empresa
especifica.9 4
Con respecto al tema del procedimiento de inscripci6n, la
mayoria de las oficinas nacionales de registros de marcas establecen el
90 Ley de Marcas, Memorando Explicativo § 4.
91 Un informe preparado por la Asociaci6n Internacional de Marcas ("INTA", por

sus siglas en ingls) revela que a pesar de que la Ley 17/ 2001 de 7 de diciembre no
prohibe el registro de un color finico, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas se
ha negado sistemkticamente a registrar este tipo de marca. Vase NON-TRADITIONAL MARKS IN EUROPE: SHAPE AND COLOUR TRADEMARKS, COMMON ISSUES WITH
OBTAINING, EXPLOITING AND ENFORCING; Informe de marzo de 2005, disponible en
https://www.inta.org/downloads/tap-nontradEU.pdf.
92

Id.

93 Id.
94Id.
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requisito de que se identifique adecuadamente el color, ya sea por
medio de una muestra depositada o por referencia a un c6digo de
colores reconocido internacionalmente, como, por ejemplo, el sistema
PANTONE. 9 5 En algunos casos, se requiere una descripci6n narrativa
del color.9 6
2.

Directivay Reglamento sobre la marca comunitaria

La elaboraci6n, interpretaci6n y aplicaci6n de las leyes nacionales de los Estados que integran la Comunidad Europea debe hacerse
acorde con los principios recogidos en la normativa comunitaria y
desarrollados y concretados despuds por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Europea, sobre todo en aquellas9 7 materias calificadas de
obligatorias, como es la definici6n de marca.
En el Derecho Comunitario Europeo, la regulaci6n de las marcas se
nutre principalmente de dos cuerpos normativos: la Directiva 89/104
del Consejo de 21 de Diciembre de 1988, relativa a la aproximaci6n de
las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, 98 y el
Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre
la marca comunitaria. 99 Se trata de dos fuentes trascendentales porque rigen la marca comunitaria y porque la marca nacional se regula
prioritariamente por 6stas esas normas y, s6lo despu6s, por la legislaci6n nacional.1 ° °
El articulo 2 de la Directiva establece que "podrdn constituir
marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representaci6n
grdfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas,
los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su
presentaci6n, a condici6n de que tales signos sean apropiados para
distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de
otras."10 1
Por su parte, el articulo 4 del Reglamento se expresa en similares tdrminos: "Podrdn constituir comunitarias todos los signos que
puedan ser objeto de una representaci6n grdfica, en particular las
palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las
95 Id.
96

Vdase Pantone Home Page, http://www.pantone.com/pages/pantone/index.

aspx.
97 Jaume Pellis6 Capell & Maria Teresa Solanelles Battle, La Protecci6ndel Color
(Inico como Marca en el Derecho Comunitario, REVISTA DE DERECHO MERCANTIL
1101,1123-1124 (1998).
98 Vase Directiva 89/104, 1989 O.J. (L 40) (EC), disponible en http://oami.europa.
eu/ES/mark/aspects/direc/direc.htm.
9 Vase Reglamento (CE) 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1003, sobre la
Marca Comunitaria, disponible en http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/reg.htm.
100 Vase Capell & Solanelles, supra nota 97, a la pdg. 1104.
101 Vase Directiva del Consejo, supra nota 98.
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cifras, la forma del producto o de su presentaci6n, con la condici6n de
que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los
10 2
servicios de una empresa de los de otras empresas".
La definici6n de marca formulada en la Directa y en el Reglamento es sumamente amplia. 10 3 Meramente ofrecen un listado de
ejemplos de signos que pueden constituir marcas, con lo que, dejan la
puerta abierta para que signos no tradicionales tambi6n lo sean, si
cumplen con la funci6n de identificar y distinguir productos o servicios.
La normativa comunitaria no contiene ninguna prohibici6n expresa del color ainico como marca. No constituye una causa de denegaci6n de registro o de nulidad de signo ya registrado. Dichos principios
son de obligado cumplimiento para los Estados, por lo que no seria admisible ni una definici6n nacional de marcas mds restrictiva, ni un
mayor nfimero de causas de denegaci6n de registro que las definidas
en la normativa comunitaria.
Por tanto, como regla general, al igual que los otros signos, el
color puede constituir una marca comunitaria, si es distintivo y no incurre en alguna o algunas de las prohibiciones o causas de nulidad
taxativa e 4imperativamente enumeradas en la normativa
10
comunitaria
3.

Tribunal de Justicia de la ComunidadEuropea

El tema de la protecci6n del color alnico ha sido objeto de intensos debates en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 6rgano de control del Derecho comunitario europeo. En el afio 2003, en el
renombrado caso de Libertel Groep vs. Benelux Merkenbureau, finalmente declar6 cudl el estdndar aplicable en estos casos.' ° 5
El Tribunal sostuvo que los colores no tienen la capacidad inherente de comunicar informaci6n especifica, mucho menos del origen
del producto o del servicio. 1 °6 No obstante, dictamin6 que el color per se
puede constituir una marca dinicamente si se demuestra que ha adquirido significaci6n secundaria.' °7 Ahiadi6 que el cardcter distintivo
debe apreciarse in concreto, teniendo en cuenta todas las circunstancias reales y en especial: el tiempo durante el cual se ha hecho uso
del signo,- la relaci6n con los productos y/o servicios, - la percepci6n
08
que de 61 tiene el pfiblico correspondiente.1
102

Vase Reglamento del Consejo, supra nota 99.

Vase Capell & Solanelles, supra nota 97, a la pg. 1109.
Id.
105 Caso C104-01, Libertel Groep BV v. Benelux - Merkenbureau 2003 (6 de mayo
de 2003), disponible en http://www.copat.de/markenformen/c-104_Olen.pdf.
103

104

106
107

108

Id.
Id.
Id.
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El Tribunal invoc6 como fundamento primario de su decisi6n,
el Reglamento del Consejo 40/94 de 20 de diciembre de 1993, sobre
Marca Comunitaria, ° 9 el cual define el concepto de marca ampliamente al indicar que pueden constituir una marca comunitaria "todos
los signos que puedan ser objeto de una representaci6n grdfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las
letras, las cifras, la forma del producto o de su presentaci6n, con la
condici6n de que tales signos sean apropiados para distinguir los
10
productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas". 1
4. Informes de la Organizaci6n Mundial de La Propiedad
Intelectual
La Organizaci6n Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, "OMPI") ha declarado que el color dinico puede constituir una
marca. A continuaci6n se replican los argumentos esbozados en sus
mds recientes informes sobre el tema. 11 1
La OMPI ha reconocido el hecho de que las empresas hacen uso
deliberado y sistemdtico del color y las combinaciones de colores, en
sus productos, materiales publicitarios y en sus puntos de venta y que
son un medio de identificaci6n comercial cada
actualmente los colores
112
vez mds importante.
En los referidos informes se destaca que de setenta y cinco
oficinas de registro de marcas que fueron cuestionadas sobre el tema:
(i) cuarenta y cinco afirmaron que admitian el registro de marcas constituidas por un solo color; (ii) setenta y una que permitian el registro
de combinaciones de colores y; (iii) setenta y dos que aceptaban el reindividuales o combinaciones de colores asociados con
gistro de colores
113
otros signos.
La OMPI considera que entre los requisitos que debe satisfacer
una solicitud de inscripci6n de este tipo de marca es incluir una
descripci6n en palabras del color." 4 Afiade que la representaci6n
grdfica de las marcas de color puede efectuarse por medio de una

Wase Reglamento del Consejo, supra nota 99.
110 Id. Resulta pertinente apuntar que los Reglamentos del Consejo 2868/95 y
104112005 parecen partir de la premisa de que el registro de colores estA permitido. Vase http://oami.europa.eu/es.
109

111 Vase Informes de la Organizaci6n Mundial de La Propiedad Intelectual,
Comitg Permanente sobre el Derecho de Marcas, DISEI40S INDUSTRIALES E INDICA-

Decimosexta sesi6n (noviembre de 2006) y decimosdptima
sesi6n (mayo de 2007), disponibles en http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/
default.htm.
112 Id.
113 Id.
CIONES GEOGRAFICAS,

114

Id.
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representaci6n pict6rica de los bienes que posean el color reivindicado." 15 Podria exigirse al solicitante que presente un cromatograma o
se refiera al c6digo de cualquiera de los sistemas de color conocidos
internacionalmente tales como PANTONE, RAL, Focoltone o RGB. 1 16
Por otra parte, advierte que es preciso que el color dinico haya
adquirido distintividad y que no seri susceptible de protecci6n si constituye un elemento funcional del producto. Se entiende que una
marca de color es funcional si cumple un objetivo utilitario, si se utiliza
para obtener determinado resultado t~cnico en relaci6n con el
producto, es fundamental para el uso o el fin al que estd destinado el
producto o afecta a su costo o a su calidad. 1 7 Con esta doctrina se
pretende fomentar la competencia legitima. Sin embargo, se afirma
que por el interns pdiblico conviene mantener a disposici6n de terceros
ciertos signos con miras a su libre utilizaci6n, 1lo1 8que podria ser el caso
de ciertos colores en determinadas industrias.
5.

Protocolo de Madrid

El Reglamento Comin del Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo Concerniente a Este Arreglo, cuyo texto entr6 en vigor el 1 de abril de 2007, tambi~n
contempla el registro del color iinico."' A partir del 1 de octubre de
2004, como consecuencia de la adhesi6n de la Comunidad Europea al
Protocolo de Madrid, los titulares de este tipo de marca cuentan con
dos opciones: (i) extender la protecci6n de la marca comunitaria al
resto del mundo, ya que una solicitud o registro de marca comunitaria
puede servir de base para una solicitud internacional o (ii) designar a
la Comunidad Europea en una solicitud internacional.1 2 °
VI. ALGUNAS OBJECIONES A LA PROTECCION DEL COLOR
I-NICO COMO MARCA
A pesar de que la norma establecida en Qualitex y en Libertex
de conferir protecci6n del color 6Inico como marca fue elogiada por
muchos, la misma no ha estado exenta de agudas criticas. Vale indicar
que varios de los argumentos que se han esbozado en contra de la
norma alli establecida reproducen los que se han invocado en otras
jurisdicciones -y en Estados Unidos antes de Qualitex-paranegar protecci6n al color per se.
115
116
117

Id.
Id.
Id.

118 Id.

119
120

Vase http://www.wipo.int/madrid/es/legal-texts/pdf/common-regulations.pdf.
Id.
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1.

Teoria de la incapacidaddel color para actuar como marca

El primer obstdculo con que se enfrentaba la admisi6n del color
6nico como marca era la idea generalizada de que el color alnico no es
por si mismo un medio adecuado para indicar al p6blico el origen y
distinguir los productos y servicios de una empresa de otros similares.
Se consideraba que el ptblico tiende a ver el color como mera accesorio
ornamentaci6n del producto principal. 2 '
Sin embargo, "la experiencia de los paises con un tipo de marca
amplio y sin prohibici6n legal expresa, en los que cabe subsumir el
color, ha demostrado que el color puede adquirir fuerza distintiva con
el uso, y que, en ocasiones, puede llegar a ser el alnico medio de que un
para identificar y distinguir sus productos en el
fabricante 2dispone
2
mercado". 1
2.

Teoria de la <,Confusi6n de Tonos,,

En Qualitex y en Libertex se descart6 aplicar la teoria de la
,,confusi6n de tonos, lo que para algunos implica el rechazo a admitir
las controversias dnicas y particulares que presenta la percepci6n de
los colores y de sus tonalidades. Ello se complica ante la ausencia de
guiar a los tribunales para resolver este tipo de
criterios que puedan
23
controversias. 1
La percepci6n de los colores depende de mdltiples factores variables, tales como el ambiente, la superficie del producto, la iluminaci6n
y si el color se yuxtapone a otro. 1 24 Sin embargo, lo mds importante es
que la percepci6n del color es esencialmente subjetiva, depende de la
mente del observador y puede variar, por ejemplo, segdn la edad y
memoria de 6ste.' 2 5
Independientemente de que una empresa logre inscribir un
color como una marca, la propia naturaleza de este tipo de signo crea
obstdculos que impiden o dificultan el hacer valer los derechos
resultantes de la protecci6n del Derecho de Marcas. Los problemas
que presenta la percepci6n del color provocan enormes dificultades
121

Vase Callman, supra nota 51, a la pdg. 137.

Vase Capell & Solanelles, supra nota 70, a la pig. 1584.
Vase Jean Hayes Kearns, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Orange You
Sorry the Supreme Court Protected Color?, 70 ST. JOHN'S L. REV. 337 (1996).
124 Para una discusi6n sobre el color, la percepci6n de matices, la iluminaci6n y las
respuestas cerebrales a este tipo de estfmulo, v~ase George A. Agoston, COLOR
THEORY AND ITS APPLICATION IN ART AND DESIGN 7 (1979); Anni Berger-Schunn,
122
123

PRACTICAL COLOR MEASUREMENT 1-2 (1994). La apreciaci6n de los matices de los

colores es subjetiva y factores como la edad, cansancio y estado de inimo pueden
afectar la percepci6n individual del color. Id.
125

RALPH M. EvANs, AN INTRODUCTION TO COLOR 223 (1948). Ademds, la percep-

ci6n del color tambi~n depende del trasfondo o la superficie en donde se muestra.
HeinOnline -- 7 Rich. J. Global L. & Bus. 128 2008

2008]

UN ARCO IRIS DE LENTES CON LOS QUE MIRAR

129

cuando se intenta aplicar el criterio de probabilidad de confusi6n en el
pfiblico. Serd complejo hacer esta determinaci6n cuando se alegue con
un competidor utiliz6 un color sustancialmente similar al de la marca
1 26
protegida.
Por otra parte, el problema de la percepci6n de las tonalidades de
color tambi~n puede significar una desventaja competitiva para los
competidores, quienes, rehusardn usar todas las tonalidades del color
protegido para evitar un posible reclamo posterior de violaci6n de la
12 7
marca protegida.
En Qualitex, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
rechaz6 este tipo de argumentos y adujo que los tribunales rutinariamente vienen obligados a hacer determinaciones comparativas complicadas y que ello no es diferente en los casos en los que se aduzca que
dos competidores usan colores similares para identificar sus productos.
No obstante, el Tribunal Supremo pas6 por alto dos problemas fundamentales con los que se habrian de enfrentar los tribunales inferiores.
En primer lugar, el ambiente en el tribunal en que el que han
de compararse tonalidades de colores puede diferir sustancialmente de
aqu~l en donde el consumidor adquiere el producto. 128 Los consumidores no suelen hacer un andlisis detallado de la apariencia del
producto para determinar su fuente de procedencia. De hecho, la protecci6n que hoy dfa se le concede a la marcas ha provocado que el consumidor se haya acostumbrado a la rdpida identificaci6n de la fuente
129
de origen del producto.
El segundo problema que presenta el que se rechace la teoria
de la ,confusi6n de tonos,, es que ignora la realidad de que independientemente de la capacidad humana de distinguir millones de
colores, lo cierto es que la experiencia comfin es que las diferencias
sutiles en las tonalidades de un color pueden
ser pricticamente im130
perceptibles e imposibles de determinar.
3.

Teoria del ,,agotamiento de colores'

En Qualitex, el tribunal descart6 que la escasez de colores justificara una prohibici6n, de suyo, al registro del color dnico. Asi pues,
indic6 que "cientos de pigmentos de colores son manufacturados
y que
131
miles de colores se pueden obtener mezclando los existentes".
Vase Gilson & LaLonde, supra nota 4.
Vase G.D. Searle & Co. v. Chas. Pfizer & Co., 265 F.2d 385 (7th Cir. 1959).
128 Vase Kearns, supra nota 123.
129 Id.
130 Wase Stephen J. Newman, Kill The 'Mere Color' Rule: Equal Protection for
Color Under the Lanham Act, 61 U. Cm. L. REV. 1595 (1994).
131 Qualitex Co. v. Jacobsen Prod., 514 U.S. 159, 166.
126
127
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Los expertos estiman que en condiciones visuales ideales, un
ojo normal puede distinguir entre diez millones de colores diferentes.
Sin embargo, estas cifras no sirven de mucho en el contexto de las marcas toda vez que el consumidor, de ordinario, no tiene la oportunidad
13 2
de comparar fisicamente las tonalidades de dos productos similares.
Ademis, los consumidores vienen obligados a depender de la
memoria para comprar productos y en el caso de los colores las referencias nominales que tienen para identificarlos suelen ser limitadas.
De hecho, aunque te6ricamente existen cientos de nombre de color, los
que la mayoria de las personas
utilizan para referirse a 6stos pueden
1 33
ser tan pocos como doce.
Por otro lado, los problemas de la confusi6n de tonalidades
aportan a la teoria del agotamiento de colores. Los competidores, para
evitar que el consumidor se confunda -o para prevenir la violaci6n de
una marca protegida, eliminardn de su catdlogo de alternativas amplias bandas de color disponibles. Ello agotard la oferta de colores disponibles para uso comercial y por tanto, se le hard dificil a los
competidores escoger
un color apropiado, lo que les privard de compe34
tir efectivamente.1
Un problema adicional que presenta el rechazar el argumento
del "agotamiento de colores" es que existe un nimero limitado de
colores deseados en particulares industrias. Si todos los colores atractivos para determinada categoria de productos no estdn disponibles
porque estdn protegidos, un nuevo competidor estard en desventaja
porque con probabilidad se verd obligado a usar un color poco atractivo
35
no protegido.'
VII.

CONCLUSION

La proliferaci6n del uso de estimulos multisensoriales con el
objetivo de acaparar la atenci6n del consumidor y de identificar los
productos en el mercado ha provocado que en los dltimos afios los
regimenes nacionales e internacionales hayan comenzado a conferir
protecci6n como marcas a simbolos no tradicionales, siempre que 6stos
sirvan el objetivo fundamental de identificar productos o servicios.
Uno de dichos signos no tradicionales es el color nico.
Indudablemente, uno de los retos con los que el Derecho de
Marcas ha de enfrentarse en las pr6ximas d6cadas es la formulaci6n de
principios que atiendan las problemdticas particulares que presenta el

134

Vase EVANs, supra nota 125, a la pig. 230.
Id.
Vase Kearns, supra nota 109.

135

Id.

132
133
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que se conceda derechos propietarios exclusivos sobre marcas consistentes en signos que se valen de la percepci6n individual del consumidor, tales como las esencias, los sonidos, los sabores y los colores.
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